Carátula 


(Ingresan a Sala las representantes de la Dirección de la Propiedad Industrial) 


-La Comisión de Asuntos Internacionales tiene el agrado de recibir a la Directora de la 
Dirección de la Propiedad Industrial, doctora Cristina Dartayete y a la Directora de la Asesoría Jurídica, 
doctora Graciela Road. 


Los miembros de esta Comisión plantearon la sugerencia de invitarlas para obtener su 
opinión -lo más breve y didáctica posible, dado que es un asunto complejo-, acerca del proyecto de ley, 
remitido por el Poder Ejecutivo, relativo al Tratado sobre el Derecho de Marcas de Singapur. 
Lamentamos no haber sido muy puntuales y cedemos el uso de la palabra a quienes nos visitan en la 
tarde de hoy. 


SEÑORA DARTAYETE.- Agradecemos a la Comisión por habernos convocado y, en primer lugar, nos 
gustaría dejar bien claro que este Tratado fue negociado desde sus inicios por nuestra Dirección, por 
medio de la doctora Graciela Road, que fue quien concurrió a todas las reuniones del Comité de 
Marcas de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), donde se planteó, negoció y llevó 
adelante este proceso. Posteriormente, fue ella quien presidió el Comité de Redacción en Singapur, 
instancia en la que se terminó de aprobar el Tratado. Es así que la doctora Road me acompaña en la 
tarde de hoy, ya que es una testigo privilegiada de su elaboración. 


El Tratado sobre el Derecho de Marcas de Singapur es adjetivo -por llamarlo de alguna 
manera-, porque refiere a los procedimientos de registros de marcas y tiende a su unificación. No alude 
a las marcas en sí mismas o a lo que puede ser marca o no, sino que refiere a los procedimientos, es 
decir, a la forma de solicitud, a cómo se acredita la representación, a cómo se tramita, a si es con 
oposición o sin ella, y establece los plazos que deben tenerse en cuenta para la tramitación. 


Por lo tanto, es un Tratado que no modifica en nada nuestra legislación sustantiva. A través 
del mismo, se intenta suprimir su rigidez y facilitar los procedimientos a todos los comerciantes, a los 
particulares y a quienes quieran registrar marcas en el país o fuera de él. Al unificarse los 
procedimientos de esa forma, cuando un uruguayo vaya a registrar en España, sabrá que aquellos son 
iguales a los que se llevan a cabo en Uruguay. Es una tendencia a la unificación que consideramos 
muy positiva y por eso, en principio, la doctora suscribió y nosotros aprobamos esa suscripción. 


Con relación al Tratado de Marcas del año 1994 (TLT), el Uruguay ajustó su Ley de Marcas y, 
sobre todo, su decreto reglamentario a ese TLT, para que fuera afín. En este Tratado la diferencia 
radica en una modernización y permite, por ejemplo, solicitudes electrónicas, medios acordes con los 
avances tecnológicos y, a su vez, introduce la posibilidad del registro de marcas sonoras, que nuestra 
legislación contempla, permitiendo el reconocimiento de las licencias. 


Con respecto a este único punto, Uruguay establece una reserva, por entender que la ley 
exige que la licencia debe estar registrada para ser válida. Hicimos la reserva a efectos de que 
Uruguay pudiera aprobarlo de esa manera ya que, en la medida en que se hace en tiempo y forma, es 
válida para el país y para que esté acorde a nuestra legislación nacional. Por lo demás, creemos que 
no hay ninguna clase de normas que puedan colidir con la legislación nacional ni con la política de 
propiedad industrial nacional. 


En resumen, el Tratado se refiere a estos puntos. Por otro lado, creo que la Doctora Road 
puede abundar muchísimo más en cualquier detalle. 


SEÑORA ROAD.- Muchas gracias por la invitación. 


La Doctora Dartayete ha presentado el Tratado que, como bien señaló, uniformiza toda la 
parte de procedimientos de las solicitudes que se presenten en el Registro de Marcas nacional o 
regional. En el Uruguay no existen mayores inconvenientes, porque las normas sustantivas del Tratado 
ya están siendo aplicadas por nuestro país desde hace muchos años. Por ejemplo, me refiero a la 
adaptación al Convenio de París y al hecho de que se respeten sus disposiciones. Precisamente, el 
Convenio de París es el Convenio Marco de todo lo relativo a la propiedad industrial. Asimismo, en 


cuanto a la aplicación de la Clasificación Internacional de Niza de Productos y Servicios, podemos 
decir que nuestro país ya está integrado a ella. La duración de las marcas es de diez años, que son 
renovables por diez años más; eso ya está vigente en el Uruguay. 


Quiere decir que esos elementos que se podrían catalogar como sustantivos ya se aplican 
desde el Tratado de 1994, y nuestro país los tenía desde mucho antes de ese Convenio. 


No surgen mayores inconvenientes en este tema. Inclusive, se ha hablado con los 
funcionarios del Departamento Notarial y las escribanas no ven en él mayores complejidades, aunque 
tal vez habría que adaptar lo relativo a las licencias. Nosotros exigimos un contrato original o un 
testimonio notarial, y en el decreto reglamentario, cuando se habla de la publicación de la inscripción 
de la licencia, se hace un extracto de ese contrato. Quiere decir que, como la obligación figura en un 
decreto, es mucho más fácil implementar el cambio y poder aplicar lo relativo al extracto, en lugar del 
testimonio del contrato original. 


Por otra parte, es importante que la reserva se haga nuevamente en el momento de la 
adhesión o de la rectificación. Si bien nuestra ley no dice especificamente que un licenciatario puede 
coadyuvar con el licenciante para presentarse en un juicio iniciado por el titular de la marca y que no es 
necesaria una disposición expresa al respecto, tácitamente, como la ley exige que el licenciatario se 
inscriba en el Registro para tener efecto frente a terceros, es conveniente que ello se haga porque, de 
lo contrario, no podría coadyuvar con el titular para iniciar un juicio que va a ser contra un tercero en 
una marca que sería licenciada por él. Entonces, entendemos que es conveniente la reserva. 


SEÑOR ABREU.- Luego del Acuerdo del GATT de 1994, que dio lugar a la iniciación de la OMC, el 
tema de la propiedad intelectual se divide en marcas, patentes y derechos de autor. El Uruguay fue 
avanzando en la legislación y fue cumpliendo con las demás para ponerse a tono con las obligaciones 
asumidas a nivel del organismo multilateral. Esto se refiere exclusivamente a las marcas o a derecho 
marcario y no tiene que ver con las patentes. 


Me gustaría formular una pregunta que es importante para que nosotros podamos tener una 
idea sobre este punto. Hay una distinta visión respecto de la norma del Tratado y de lo que la Dirección 
de la Propiedad Industrial aplica en relación con las licencias únicas o el registro único. El Tratado 
permite registrar una licencia única con varios registros y, si no me equivoco, el decreto del año 1999 
no admite la posibilidad de tener el mismo efecto en materia de varios registros con una licencia única. 
Es decir que es válida la solicitud de una licencia única aunque se refiera a varios registros, en tanto la 
de propiedad intelectual no admite una petición de licencia única, precisamente por una Resolución del 
año 1999; de todos modos, este es un tema que igual se puede ajustar. 


Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se podría redactar la reserva que tendríamos que 
incorporar al artículo 1% de la aprobación del Tratado? ¿Qué contenido debería tener para poder 
custodiar todo lo que nosotros pensamos que debe ser ajustado a nuestro Derecho? 


Por otro lado, quisiera saber qué repercusión tiene esto sobre las empresas de registro de 
marcas y de patentes, es decir, todo lo que gira alrededor de los agentes, que generalmente están 
preocupados y advertidos, entre otras cosas, por su propia fuente de trabajo, en la que, a veces, este 
tipo de decisiones tiene mayor o menor impacto. 


SEÑORA DARTAYETE.- Salvo que la doctora Road -que es más versada que yo en la materia- opine 
otra cosa, sobre el tema del texto de la reserva pediría al señor Senador la posibilidad de que lo 
pudiéramos redactar y luego lo enviáramos por correo electrónico u otro medio, a fin de poder trabajar 
un poco más y no improvisar, porque me parece que eso sería lo mejor. 


SEÑOR COURIEL.- En el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, ¿no está redactada la 
reserva correspondiente? 


SEÑORA DARTAYETE.- No, señor Senador. 


SEÑOR COURIEL.- ¿Y se requiere? ¿Esto significa que hay un error del Poder Ejecutivo al no haber 
enviado un artículo vinculado a la reserva? Lo pregunto para poder entender. 


SEÑOR ABREU.- No es un error, señor Senador, pero ello queda para el Legislador, quien debe tener 
en cuenta que existe una reserva que ya está habilitada en el propio Tratado, por lo que tendría que 
elaborar la redacción. 


SEÑOR COURIEL.- ¿Es imprescindible? 
SEÑOR ABREU.- Sí lo es, señor Senador. 
(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica) 


SEÑORA DARTAYETE.- Si a los señores Senadores les parece bien, redactaríamos ese texto y lo 
enviaríamos. De todas formas, quiero decir que la Cancillería no nos envió el proyecto de ley, y sería 
bueno que contáramos con él. 


En segundo lugar, con respecto a los agentes, aclaro que nosotros funcionamos con ellos en 
lo que se llama Comité Técnico -el señor Senador tiene conocimiento de él porque fue Ministro de 
Industria, Energía y Minería-, que es algo muy efectivo. Este tema lo discutimos allí, y antes de mandar 
la recomendación al señor Ministro, ingeniero Martínez, contamos con el aval de los agentes. En ese 
Comité se discutió acerca de las licencias y estaban plenamente representados por las autoridades de 
AUDAPI, por lo que el tema quedó zanjado; es decir que no habrá problemas de “lobbies” ni nada por 
el estilo. 


SEÑORA ROAD.- Quisiera hacer una acotación a lo expresado por el señor Senador Abreu con 
respecto a que se puede presentar una licencia única en varios registros. Es algo que favorece, porque 
desagota un poco el problema de nuestra oficina e, inclusive, también beneficia a los agentes. Reitero 
que esa instrumentación no nos complica porque va a favorecer tanto a la oficina como a los agentes y, 
en cuanto a los costos, tampoco se van a ver perjudicados ya que, de todas maneras, habrá que pagar 
tantas tasas como licencias se presenten dentro de un registro. 


SEÑOR ABREU.- En el Mensaje del Poder Ejecutivo hay una mención, sobre todo, a este artículo 29, 
“Reservas”, del Tratado, en el que se dice que cualquier Estado u organización intergubernamental 
podrá efectuar reservas respecto a las marcas asociadas, a las marcas defensivas o a las marcas 
derivadas. En el numeral 4, bajo el acápite “Ciertos derechos del licenciatario”, se dice que todo Estado 
u organización internacional podrá declarar mediante una reserva que, no obstante lo dispuesto en el 
artículo 19.2) -lo que sigue, subrayado-, exige la inscripción de una licencia en la Oficina de Marcas 
como condición para gozar del derecho que pueda tener el licenciatario, conforme a la legislación de 
ese Estado u organización intergubernamental a unirse o a coadyuvar con el titular de la marca en un 
procedimiento de infracción entablado por el titular u obtener, mediante ese procedimiento, 
compensación por los daños y perjuicios resultantes de una infracción de la marca objeto de licencia. 
Ese sería el tema de la reserva. 


Durante la conferencia diplomática, se agregaron otras dos reservas, que obedecen a 
planteamientos puntuales sobre procedimiento administrativo. En ese sentido, se dice que si las Partes 
no efectúan reservas, se les aplicará la normativa contenida en el Tratado y en el Reglamento. Es decir 
que está abierta la posibilidad de hacer las reservas, y tiene un alcance especial -sobre todo la que 
tiene que ver con la legislación nacional-, permitiendo aprobar el Tratado en toda su extensión y tener 
una reserva para que la legislación nacional no colida en forma directa con las disposiciones 
contenidas en aquél. 


SEÑORA ROAD.- Justamente, dado que el artículo habilita a que el licenciatario tenga ciertos 
derechos -ese es el principio general-, por esta reserva, para nosotros están excepcionados solamente 
cuando está inscripto en el registro. Esa es la condición que se nos impone para que tenga efecto 
frente a terceros, pues de lo contrario sólo será un contrato entre licenciante y licenciatario. 


SEÑOR ABREU.- La reserva es que se exija la inscripción en la Oficina de Marcas. Con eso 
protegemos al licenciatario y a la relación, no quedando librado exclusivamente a la relación 
contractual que es de naturaleza del Derecho Privado. 


SEÑORA ROAD.- En su momento, dije en la Conferencia que en este caso tendríamos que hacer una 
reserva -quien había concurrido el último día de la reunión fue el Embajador Salas-, y entonces se 
cursaron misivas para Relaciones Exteriores, pero no nos contestaron. Hicimos las consultas con los 
funcionarios de OMPI, que conocemos hace muchos años, y nos dijeron que eso no era necesario 
porque en el texto se dice “conforme a la legislación de ese Estado”; pero no hay una legislación 
expresa para nosotros que diga que puede coadyuvar con el titular, sino que la única condición que se 
establece es que debe estar inscripta. Ante la duda, es preferible que se incluya la reserva. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Quedamos, pues, a la espera de la propuesta que ustedes han formulado 
para enviar algunas consideraciones a la Comisión, sin perjuicio de que les entregaremos ahora mismo 
el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. 


SEÑORA DARTAYETE.- Pienso que en cuarenta y ocho horas podríamos mandarles el texto. 
SEÑOR PRESIDENTE.- Les agradecemos mucho la presencia. 

SEÑORA DARTAYETE.- Las agradecidas somos nosotras. 

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión. 


(Así se hace. Es la hora 19 y 24 minutos) 


Linea del vie de náaina 
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. 


